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Priority 

Non-estabH— of opinion wizard U> «v*J. Mb. step *»d Atrial 
applicability 

Lack of unity of invention 

S^Mi^SonS and explanations snppomng such Stamen. 
Certain documents cited 
Certain defects in me jntemarional application 
Certain observations on the inWmational application 

daTB(Bnle442>tr^ 



[ | Box No. VI 
[J BoxNo.VH 
BoxNo.VBl 



Date of issuance of this report 
23 January 2006 (23.01 .2006) 



The Inremational Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombetfes 
1211 Geneva 20, Switzerland 



Facsimiled. +41 23 740 14 35 



Authorized officer 

Agnes Wittmann-Regis 

Telephone No. +41 22 338 89 70 



FoimPCT/lBy373 (January 2004) 

PAGE 4/8' RCVD AT 2/14/2006 2:41:17 PM [Eastern Standard Time]' SVR:USPTO€FXRF-6/36 ■ DNIS:2738300* CSB):302661 2331 * DURATION (mm-ss):02-04 



FEB 14 TtW^UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMME NAINO. 0097 AIP. 5DBU 
' VfcR 1 M#Wa GEBIET DES PATENTWESENS , , 



! •# ' Absender INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



REC»D 0.7 DEC 2004 



An: 



siehe Formular PCT/1SA/220 



WE® 



PCT 



SCHBIFTUCHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN 
RECHERCHENBEHORDE 

fReael 43fe/s.1 PCT) 



Aktonzeksficn des Anmelders oder Anwafte 

siehe Formular PCT7ISA£20 



Absendedatum 

(TagMonaWahr) siehe Formular PCTrfSA^IO <Bla*2> 



WEITERES vorgehen 

siehe PunfctZurrten 



Internationales Akteraelchen 

PCT/EP2004JD07255 

Ir^rnatwn^o PatenlJdasstfikafion (IPK) oder national Kla^ifrkation und IPK 
C12N15£2 



Internationales Anmeldedahim (Ta&MonaWahr) 
03.07.2004 



Prioritatedatum fTagMoiiattJahr) 
22.07,2003 



AnmeWer 

SUNGENE GMBH & CO. KGAA 



Dieser Besctieid enttialt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Beseheids 
Prion^ft 

Keine Erstellung eines Qutaehtont Ober Neuhelt, erfinderlsche TStlgkett und gewerbllche 
Anwendbarkeit 

Begrundete Festetellung nach Regal 43b/*1(a)(i) hinsichtlich der Nauheit, der erfindenschen Tatigkert 
und der gewerbWchen Anwendbarkeit; Unterfegen und EridbunQtn zur Stutzung dieser FeststeHung 
Bestimmte angefii hrte Unteriagen 
Bestlmmte Mangel der irrternationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkunoen zur Internatfonalen Anmeldung 

2, WE1TERESVORGEHEN 

Wlrd ein Antrag -ut Internationale voHaL^ 

^hriMkto ^SteHungllahme und, wo dies angebracht 1st, Andewngen elnzurelchen. 
Wetter© OpHonen alehe Formblatt PCT/ISAEZO. 

3. Nehere EInzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220. 





FeW Nr. 1 


SI 


Feld Nr. II 


□ 


Feid Nr. Ill 


□ 


Feld Nr. IV 


El 


FeJdNr.V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Fald Nr. VII 




Feld Nr. VIII 



Name und Postanschrffi der mil der internal! onalen 
Rache/chenbohordo 

Europateches Pstentamt 
D-80298 Munch en 

Tel 449 8S 23^ - O Tx: 52365B epmu d 
Fax:449 89 23S9' 



Bevollmachiigter Bedionsteter 

Gratzinger, T 

TeL +4S 89 2399-71 66 
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0 

irrir% - co Internationales Aktenzeichen 



Feld Nr. 1 Grundlage des Bescheids 



Intemationalen Recherche eingereicht worden 1st (gemaB Regeln 12.3 und 23.1 o)). 
words n: 

a. Art des Materials 

SI Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

EI In schrfftUcher Form 

0 in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einrelchung 

El in der elngereichten intern ationalen Anmeldung enthaftan 

B zusammen mit der intern ationalen Anmeldung in computerlasbarer Form oingereicht 

□ bei der Behorde nachtragllch fOr die Zweoke der Recherche eingerelcht 

bzw. nicht Qber sO hinausgaht, vorgefegt worden. 
4. Zusatzliche Bemerkungen: 



1 

A. 



Forrhblatt PCT/ISA/237 (Jaruiar 2004) 
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NO. 0097 P. 7 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 

INTER NATlONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004/0O7255 




2. □ 



3. □ 



H Abschrift der frQheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden 1st (Rage) 43M9.1 
und 66.7(a)). 

□ ubersetzung der frQheren Anmeldung, deran Priority beansprucht worden ist (Regel 436/8.1 
und 66.7(b)). 

Daher war es nicht moglich, die GOItigkeit des Priqrl^nspruchs zuprton Dar Besche^ wurde trotzdem 
in der Annahme erstellt. daS das baanspruchte Pnoritatsdatum das maBgebliche Datum ist. 

Dfeser Beschald ist ohne BerOcksichtigung der beanspruchten Priority erstellt worden da ^sfch <g 
PrtorftatsansDruch als unaultjg erwiesen hat (Regeln 43tas.1 und 64.1). Fur die Zwecke dieses Bescneios 
5S °SS?SS^S^!SqS^ internationals Anmektedatum als das maBgeblfche Datum. 

f<5 war nicht mdalich die GulMgkeit des Prtoritatsanapruchs zu Oberprufen, da der Internationaten 
llcCcSenerSzu^^ Recherche keine Kopie des Prforitatsdokumente izur Verfugung 

23h (RegeMT ^DM ?ScheW wurde daher unter der Annahme, dass daa fGr d.e Prufung relevante 
Datum der beanspruchte' Prioritatstag 1st, erstellt 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



FeW Nr. V BegrOndete Feststellung nach Regel 43 dfe.1(a)(l) hinsichtlich der 'HeM, der 
erflnderjschen TStlgkelt und der gewerblichen AnurendbarRelt; Untertagen und Erklawngen zur 
Stutzung dleser Feststellung . ■ 



1. Feststellung 
Neuheft 

Erfinderische Ta.tSgkeit 
Gewerbliche Anwendbarkeit 



Ja: Anspruche 1-18 
Neln: Anspruche - 

Ja: Anspruche 1-18 
Neln: Anspruche - 

Ja: Anspruche: 1-18 
Nein: Anspruche: - 



2. Untertagen und Erkiaaingen: 
slehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationale n Anmeldung 

Zur Klarheit der PatentansprOche, der Besohreibung und der Zefchnungen oderzu der Frage, ob die Anspruche in 
voliam Umfang durch die Beschreibung gestfltrt warden, istfolgendes zu bemerixen. 

siehe Beiblatt 



Fom*latt PCT/ISA/237(JaTUiar20<W) 
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SCHR1FTLICHER BESCHE1D Internationales Aktenzefchen 

DER 1NTERNATIONALEN nrT/cponfU/nn??^ 
RECHERCHEBEHQRDE (BEIBLATT) _ PCT/EP2004/007255 

Zu Punkt V. 

)m vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 
D1: WO 03/006660 

D2: Kausch et al., Plant Biol. (2001) Bd. 2001 : 1 51 
1 . Neuheit und Erf indertsche Tatigkeit (Artikel 33(2) und 33(3) POT) 

1.1 ftnspruche 1 bis 1 8 

Anspruche 1 bis 1 8 schelnen neu und efflnderisch gegenOber dem zitierten Stand der 

Technik zu seln. 

Derln Anspruch 1 verwendete Promotorzur Herstellung einer transgenen Expres- 
sionskassettezur bidirektionaien Expression von zwei Nukleinsauresequenzen war 
im Stand der Technik bekannt (siehe z.B. WOP3/0O666O (Dp, SEQ ID NO:1). 
Andererselte schienen bidirektionaie Promotoren selbst aus Arabidopsis bekannt 
gewesen zu sein (siebe z.B. KailSGh fit a'- (D2))- 

Eine transgene Expresslonskassette zur bidirektionaien Expression von zwei 
Nukleinsauresequenzen, wobei die Expression uber den Pomoter gemaB SEQ iD 
NO:1 Oder 2 gesteuert wird. ist im zitierten Stand weder offenbart noch wird sie durch 
diesen nahegelegt. 



Zu Punkt VIII. 



2. Klarheit (Artikel 6 PCX) 



2.1 Arysprr^hR 1 und 13 

In den AnsprOchen 1 und 1 3 ist in der zweiten bzw. dritten Zeile eine "regulatonsche 
Sequenz" erwahnt, wohingegen nach Punkt d) auf "besagtes regulato risen es 
Element" Bezug genommen wird. 

Urn Unklarheiten zu vermeiden, sollte eine einhettllche Nomenklatur verwendet 
werden. 



Formblatt PCT/IS A/237 (Belbtett) (Btett 1) (EPA-Januar20O4) 
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